f VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM 

AGEBIET DES PATE NT WES 

PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder AnwaJts 
C37296PC 


WEITERES VORGEH EN siene Mitteilun 9 "ber die Obersendung des intemationalen 

vorlaufigen Prufungsberichts (Formblatt PCTd PEAJ41 6) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP 03X)2489 


Internationales Anmeldedatum (TagAMonaUJahr) 
11.03.2003 


Prioritatsdatum (TagMonaWahr) 
11.03.2002 



Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK 
C07C233/00 



Anmelder 

CURACYTE AG et al. 



1 . Dieser internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der intemationalen vorlaufigen Prufung 
beauftragten Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 Gbermittelt. 



2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 



S AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
undvbder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, undybder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum 



Diese Anlagen umfassen insgesamt 13 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Bescheids 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 
Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerbhchen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 
Bestimmte angefuhrte Unterlagen 
Bestimmte Mangel der intemationalen Anmeldung 
Bestimmte Bemerkungen zur intemationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 
27.08.2003 


Datum der Fertigstellung dieses Berichts 
02.07.2004 


Name und Postanschrift der mit der intemationalen Prufung 
beauftragten Behorde 

Europaisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2 
iSi NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas 
£01 Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl 
Fax: +31 70 340 - 301 6 


Bevollmachtigter Bediensteter 

Schmidt, Harald f ffljj j 

Tel. +31 70 340-4023 %> **Z&^ 



II 


□ 


III 




IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 


□ 


VIII 


□ 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/02489 



I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzbfatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 and 70. 17)): 



Beschreibung, Seiten 

1-48 in der ursprunglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

1 -20 eingegangen am 1 9.02.2004 mit Schreiben vom 1 9.02.2004 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung Oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn: 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/bder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/bder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefalien: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (.Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzbfatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 



Formblatt PCTyl PEA/ 409 (Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT7EP 03A)2489 



6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

III. Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

1 . Folgende Teile der Anmeldung wurden nicht daraufhin gepruft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf 
erfinderischer Tatigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist: 

□ die gesamte international Anmeldung, 

Anspruche Nr. 19,20 (hinsichtlich der gewerblichen Anwendbarkeit) 
Begrundung: 

B Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Anspruche Nr. 19,20 (hinsichtlich der 
gewerblichen Anwendbarkeit) beziehen sich auf den nachstehenden Gegenstand, fur den keine 
internationale vorlaufige Prufung durchgefuhrt werden braucht (genaue Angaben): 

siehe Beiblatt 

□ Die Beschreibung, die Anspruche oder die Zeichnungen (machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben) 
oder die obengenannten Anspruche Nr. sind so unklar, daB kein sinnvolles Gutachten erstellt werden 
konnte (genaue Angaben): 

□ Die Anspruche bzw. die obengenannten Anspruche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung 
gestutzt, daB kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte. 

□ Fur die obengenannten Anspruche Nr. wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt. 

2. Eine sinnvolle internationale vorlaufige Prufung kann nicht durchgefuhrt werden, weil das Protokoll der 
Nukleotid- und/oder Aminosauresequenzen nicht dem in Anlage C der Verwaltungsvorschriften 
vorgeschriebenen Standard entspricht: 

□ Die schriftliche Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard. 

□ Die computerlesbare Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard. 

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (IS) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 



Ja: 


Anspruche 


11-13 


Nein: 


Anspruche 


1-10,14-20 


Ja: 


Anspruche 


11-13 


Nein: 


Anspruche 


1-10,14-20 


Ja: 


Anspruche: 


1-18 


Nein: 


Anspruche: 
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Zu Punkt 111 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und 
gewerbliche Anwendbarkeit 

Die Anspruche 19 und 20 beziehen sich auf einen Gegenstand, der nach Auffassung 
dieser Behorde unter die Regel 67.1 (iv) PCT fallt. Daher wird uber die gewerbliche 
Anwendbarkeit des Gegenstands dieser Anspruche kein Gutachten erstellt (Artikel 
34(4) a) (i) PCT). 



Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung 
dieser Feststellung 

Es wird auf das folgende Dokument verwiesen: 
D1: DE 10029014 

Neuheit 

Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 
Gegenstand der Anspruche 1 bis 20 angesehen. Es offenbart Hemmstoffe der 
Urokinase, wobei die R 5 entsprechende Gruppe unter anderem H oder einen 
Sulfonlyrest-S0 2 -R reprasentiert, wobei R ein substituierter oder unsubstituierter 
Aralkylrest sein kann, und die R 2 entsprechende Gruppe (CH 2 ) n -OH sein kann. Die 
Verbindungen sind geeignet zur Bekampfung und Diagnose von Tumoren (siehe 
Anspruch 1). 

Bei den Verbindungen in den Anspruchen 1 bis 10 handelt es sich urn Formeln, die im 
Markush-Stil abgefasst sind. Eine Auswahl mehrerer, teilweise nicht konkreter 
Verbindungstypen fur einen Rest aus Listen an Moglichkeiten, die in D1 offenbart sind, 
kann nicht als neu im Sinne des Artikels 33(2) PCT angesehen werden. 
Eine Beschrankung auf Verbindungen, bei denen der Rest R 5 einen (substituierten) 
Benzylrest enthalt, konnte als neu angesehen werden, wenn mindestens eine polare 
Gruppe im Benzylrest oder in R 2 vorhanden ist (siehe Verbindungen nach Anspruch 
11). 

Der Gegenstand der Anspruche 1 bis 1 0 und 1 4 bis 20 erfullt daher nicht die 
Anforderungen an Artikel 33(2) PCT. 

Bei den Verbindungen nach Anspruch 1 1 ist zumindest entweder ein Wasserstoff im 
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Benzylrest durch eine polare Gruppe substituiert oder aber der Rest R 2 durch eine 
polare Gruppe definiert. 

Eine solche Kombination mit einer Benzylgruppe als konkretem Rest geht nicht aus 
dem Dokument D1 hervor und ist damit neu. 

Fur die Einzelverbindungen in den Anspruchen 12 bis 13 werden mindestens zwei 
Substituenten aus zwei fur verschiedene Substituenten offenbarten Listen von 
Alternativen ausgewahlt, fur die Neuheit zuerkannt wird. 
Der Gegenstand des Anspruche 11 bis 13 ist somit neu (Artikel 33 (2) PCT). 

Erfinderische Tatigkeit 

Die mit dem Gegenstand der Anspruche 11 bis 13 zu losende Aufgabe kann darin 
gesehen werden, dass weitere Hemmstoffe der Urokinase zur Bekampfung und 
Diagnose bereit gestellt werden. 

Die in Anspruchen 1 1 bis 13 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe 
vorgeschlagene Losung beruht auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT), da 
die beanspruchten Verbindungen eine verminderte Eliminationszeit bei gleichzeitig 
hoher Aktivitat besitzen. Eine solche Eigenschaft geht nicht aus dem zitierten Stand der 
Technik hervor und ist daher fur den Fachmann nicht offensichtlich. 



Gewerbliche Anwendbarkeit 

Fur die Beurteilung der Frage, ob die Gegenstande der vorliegenden Anspruche 19 und 
20 gewerblich anwendbar sind, gibt es in den PCT-Vertragsstaaten keine einheitlichen 
Kriterien. Die Patentierbarkeit kann auch von der Formulierung der Anspruche 
abhangen. Das EPA beispielsweise erkennt den Gegenstand von Anspruchen, die auf 
die medizinische Anwendung einer Verbindung gerichtet sind, nicht als gewerblich 
anwendbar an; es konnen jedoch Anspruche zugelassen werden, die auf eine bekannte 
Verbindung zur erstmaligen medizinischen Anwendung und die Verwendung einer 
solchen Verbindung zur Herstellung eines Arzneimittels fur eine neue medizinische 
Anwendung gerichtet sind. 
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